VERTRAG UBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM 

GEBIET DES PATENTWESENS 



Absender: INTERNATIONALE RECHERCHENBEHORDE 



An: 

siehe Formular PCT/1SA/220 


POT 
r O I 

SCHRIFTLICHER BESCHEID DER 
INTERNATIONALEN 
RECHERCHENBEHORDE 

(Regel 43<b/s.1 PCT) 


Absendedatum 

(Tag/Monat/Jahr) siehe Formular PCT/1SA)21 0 (Blatt 2) 


Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts 

siehe Formular PCT/ISA/220 


WEITERES VORGEHEN 

siehe Punkt 2 unten 


Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2005/002689 


Internationales Anmeldedatum (Tag/Monat/Jahr) 
14.03.2005 


Prioritatsdatum (Tag/Monat/Jahr) 
20.03.2004 


Internationale Patentklassifikation (IPK) oder natlonale Klassifikatlon und IPK 
C07K1 4/21, C12P 13/02 


Anmelder 
DEGUSSA AG 



1 . Dieser Bescheid enthalt Angaben zu foigenden Punkten: 

Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Regel AZbisA (a)(i) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 

und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 
Bestimmte angefuhrte Unterlagen 
Bestimmte Mangel der international Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeidung 

WEITERES VORGEHEN 

Wird ein Antrag auf internationale voriaufige Prufung gestellt, so gilt dieser Bescheid als schriftlicher Bescheid der 
mit der internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde ("I PEA"); dies trifft nicht zu, wenn der Anmelder 
eine andere Behorde als diese als IPEA wahlt und die gewahlte JPEA dem Internationale Buro nach Regel 66.1 bis b) 
mitgeteilt hat, da8 schriftliche Bescheide dieser Internationalen Recherchenbehorde nicht anerkannt werden. 

Wenn dieser Bescheid wie oben vorgesehen als schriftlicher Bescheid der IPEA gilt, so ist der Anmelder 
aufgefordert, bei der IPEA vor Ablauf von 3 Monaten ab dem Tag, an dem das Formblatt PCT/ISA/220 abgesandt 
wurde oder vor Ablauf von 22 Monaten ab dem Prioritatsdatum, je nachdem, welche Frist spater ablauft, eine 
schriftliche Stellungnahme und, wo dies angebracht ist, Anderungen einzureichen. 

Weitere Optionen siehe Formblatt PCT/iSA/220. 

Nahere Einzelheiten siehe die Anmerkungen zu Formblatt PCT/ISA/220. 
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Formblatt (PCT/ISA/237) (Deckblatt) (Januar 2004) 



SCHRIFTLICHER BESCHEID DER 
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHORDE 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2005/002689 



Feld Nr. 1 Grundlage des Bescheids 

1. Hinsichtlich der Sprache ist der Bescheid auf der Grundlage der internationalen Anmeldung in der Sprache 
erstellt worden, in der sie eingereicht wurde, sofern unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

□ Der Bescheid ist auf der Grundlage einer Ubersetzung aus der Originalsprache in die folgende Sprache 
erstellt worden, bei der es sich urn die Sprache der Ubersetzung handelt, die fur die Zwecke der 
internationalen Recherche eingereicht worden ist (gemaB Regeln 12.3 und 23.1 b)). 

2. Hinsichtlich der Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz, die in der internationalen Anmeldung offenbart 
wurde und fur die beanspruchte Erfindung erforderlich ist, ist der Bescheid auf folgender Grundlage erstellt 
worden: 

a. Art des Materials 

Sequenzprotokoll 

□ Tabelle(n) zum Sequenzprotokoll 

b. Form des Materials 

M in schriftlicher Form 

S in computerlesbarer Form 

c. Zeitpunkt der Einreichung 

M in der eingereichten internationalen Anmeldung enthalten 

zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht 

□ bei der Behorde nachtraglich fur die Zwecke der Recherche eingereicht 

3. □ Wurden mehr als eine Version Oder Kopie eines Sequenzprotokolls undybder einer dazugehorigen Tabelle 

eingereicht, so sind zusatzlich die erforderlichen Erkiarungen, daB die Information in den nachgereichten 
Oder zusatzlichen Kopien mit der Information in der Anmeldung in der eingereichten Fassung ubereinstimmt 
bzw. nicht uber sie hinausgeht, vorgeiegt worden. 

4. Zusatzliche Bemerkungen: 



Formblatt PCT/1SA/ 237 (Januar 2004) 



SCHRIFTLICHER BESCHEID DER Internationales Aktenzeichen 

INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHORDE PCT/EP2005/002689 



Feld Nr. Hi Keine ErsteKlung eines Gutachtens iiber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche 
Anwendbarkeit 

Folgende Telle der Anmeldung wurden nicht daraufhin gepruft, ob die beanspruchte Erfindung als neu, auf 
erfinderischer Tatigkeit beruhend (nicht offensichtlich) und gewerblich anwendbar anzusehen ist: 

□ die gesamte internationale Anmeldung, 
H Anspruche Nr. 1-28 (partially) 
Begrundung: 

□ Die gesamte internationale Anmeldung, bzw. die obengenannten Anspruche Nr. beziehen sich auf den 
nachstehenden Gegenstand, fur den keine internationale vorlaufige Prufung durchgefuhrt werden braucht 
(genaue Angaben): 

□ Die Beschreibung, die Anspruche Oder die Zeichnungen (machen Sie bitte nachstehend genaue Angaben) 
Oder die obengenannten Anspruche Nr. sind so unklar, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden 
konnte (genaue Angaben): 

□ Die Anspruche bzw. die obengenannten Anspruche Nr. sind so unzureichend durch die Beschreibung 
gestutzt, daB kein sinnvolles Gutachten erstellt werden konnte. 

M fur die gesamte Anmeldung Oder fur die obengenannten Anspruche Nr. 1-28 (partially) wurde kein 
internationaler Recherchenbericht erstellt. 

□ Das Nucleotid- undbder Aminosauresequenzprotokoll entspricht nicht dem in Anhang C zu den 
Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen Standard, weil 

die schriftliche Form □ nicht eingereicht wurde. 

□ nicht dem Standard entspricht. 
die computerlesbare Form □ nicht eingereicht wurde. 

□ nicht dem Standard entspricht. 

□ Die Tabellen zum Nucleotid- und/bder Aminosauresequenzprotokoll, sofern sie nur in computerlesbarer 
Form vorliegen, entsprechen nicht den in Anhang C-bis zu den Verwaltungsvorschriften vorgeschriebenen 
technischen Anforderungen. 

13 Siehe Beiblatt fur weitere Angaben. 



Formblatt PCT/1SA/237 (Januar 2004) 



SCHRIFTLICHER BESCHEID DER 
INTERNATIONALEN RECHERCHEBEHORDE 



Internationales Aktenzeichen 
PCT7EP2005/002689 



Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

1 . £3 Auf die Aufforderung zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren (Formbiatt PCT/ISA/206) hat der Anmelder: 

□ zusatzliche Gebuhren entrichtet. 

□ zusatzliche Gebuhren unter Widerspruch entrichtet. 
M keine zusatzlichen Gebuhren entrichtet. 

2. □ Die Behorde hat festgestellt, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung nicht erfullt ist, und hat 

beschlossen, den Anmelder nicht zur Zahlung zusatzlicher Gebuhren aufzufordern. 

3. Die Behorde ist der Meinung, daB das Erfordernis der Einheitlichkeit der Erfindung gemaB Regel 13.1 , 13.2 und 
13.3 

□ erfullt ist. 

El aus folgenden Grunden nicht erfullt ist: 
siehe BeSblatt 

4. Daher ist der Bescheid fur die folgenden Teile der internationalen Anmeldung erstellt worden: 

□ alle Teile 

die Teile, die sich auf die Anspruche mit folgenden Nummern beziehen: 1-28 (partially) 

Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Regel 436/s.l (a)(1) hinsichtlich der Neuheit, der 
erfinderischen Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur 
Stutzung dleser Feststellung 

1. Feststellung 
) Neuheit 

Erfinderische Tatigkeit 

Gewerbliche Anwendbarkeit 

2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 



Ja: Anspruche 9-28 
Nein: Anspruche 1-8 

Ja: Anspruche 
Nein: Anspruche 1-28 

Ja: Anspruche: 1-28 
Nein: Anspruche: 



Formbiatt PCT/JSA/ 237 (Januar 2004) 



SCHRIFTLICHER BESCHEID Internationales Aktenzeichen 

DER INTERNATIONALEN 

RECHERCHEBEHORDE (BE1BLATT) PCT/EP2005/002689 

Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 
D1 : WO98/37204 
D2: US 578921 1 
D3: EP1 266962 

D4: Nojiri M. et aL: J. Biochem. (1999), vol 125, Seiten 696-704 
D5: WO2004111227 

Der folgende Bescheid behandelt Erfindung I (Anspruche 1-28 (teilweise); Polypeptide 
bzw. Polynukleotide die von SEQ ID Nos 1 , 2 und 3 kodiert werden, bzw. deren 
Verwendung). 

ad V. 

1. Neuheit 

1.1 . Polynukleotidsequenzen bzw. Polypeptidsequenzen die 99.8% bzw. 94% 
Sequenzidentitat mit SEQ ID Nos 1, 2 bzw. 3 zeigen sind aus D1 oder D2 
bekannt. 

Daraus folgt, daB der Gegenstand der Erfindung 1 -8 nicht als neu zu erachten ist. 

1 .2. D5 ist ein weiteres Dokument welches in der europaischen Phase der Prufung fur 
die Beurteilung der Neuheit der Anmeldung verwendet werden wird. 

2. Erfinderische Tatigkeit 

2.1 . D3 wird ais nachster Stand der Technik erachtet. 

Dieses Dokument zeigt die Bereitstellung einer zyanidtoleranten Nitrilhydratase 
aus Rhodococcus. 

Die in der Anmeldung beschriebenen Enzyme unterscheiden sich dadurch, daB 
sie andere zyanidtolerante Nitrilhydratasen betreffen. 
Das zu losende Problem kann daher als die Bereitstellung weiterer 
zyanidtoleranter Nitrilhydratasen erachtet werden. 

Dies kann nicht als erfinderisch erachtet werden, da das Vorhandensein mehrerer 
bakterieller nitrilhydratasen - bzw. ihr struktureller Aufbau und ihre Wirkweise - aus 
einigen anderen Dokumenten bekannt war (siehe z.B. D2 oder D4). 
Der Fachmann ware bei der Suche nach alternativen zyanidtoleranten 



Formblatt PCT/ISA/237 (Beibiatt) (Blatt 1) (EPA-Januar 2004) 



SCHRIFTLICHER BESCHEID Internationales Aktenzeichen 

DER INTERNATIONALEN 

RECHERCHEBEHORDE (BEIBLATT) PCT/EP2005/002689 

Nitrilhydratasen daher sowohl ausreichend motiviert gewesen in, z.B., 
Pseudomonas nach weiteren Enzymen zu suchen. daruber hinaus gab es 
hinsichtlich des hohen Homologiegrades der bereits bekannten Nitrilhydratasen 
keine technischen Schwierigkeiten weitere Hydratasen aus Pseudomonas zu 
isolieren und diese auf den bereits aus D3 bekannten Mechanismus der 
Zyanidtoleranz zu untersuchen. 

Demzufolge erfullt der Gegenstand der Anspruche 1-28 nicht die Erfordernisse 
von Artikei 33(3) PCT. 

3. Klarheit 

3.1 . Anspruch 5 bezieht sich auf eine nicht naher definierte "Sonde Oder Primer" und 
steht somit der individuellen Interpretation vollig offen. 

3.2. Dasselbe gilt fur den unklaren Ausdruck "stringente Bedingungen..., wobeL" in 
Anspruch 1 d, da "Waschen bei einer Temperatur von 50-60 "C" eine Unzahl von 
mogiichen hybridisierenden Nukleinsauren urnfaBt. 
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